The practical side of the application procedure for recognition of signs

are well known in Ukraine, the Appeals Chamber of the State Department of Intellectual

Property by Горбик, Ю. А. et al.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
УДК 347.772
  Горбик Ю.А., начальник отдела
судебной защиты прав ДП «Украинский
институт промышленной
собственности».
ПРАКТИЧЕСКАЯ СТОРОНА ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ
ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЗНАКОВ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫМИ В УКРАИНЕ
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПАЛАТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Горбік Ю.А. Практична сторона процедури розгляду заяв щодо признання
знаків гарно відомими в Україна апеляційною палатою Державного Департамента
інтелектуальної власності. В роботі показано практичне  застосування процедури
розгляду заяв про визнання знаків апеляційною палатою державного Департаменту
інтелектуальної власності
Горбик Ю.А. Практическая сторона процедуры рассмотрения заявлений о
признании знаков хорошо известными в Украине апелляционной палатой
Государственного Департамента интеллектуальной собственности. В работе показано
практическое применение процедуры рассмотрения заявлений о признании знаков
апелляционной палатой государственного Департамента интеллектуальной
собственности.
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Property. The paper shows the practical application of procedures for reviewing applications for
recognition of signs Board of Appeals of intellectual property
Уже давно ни для кого не секрет что для значительной части потребителей
известность и репутация торговой марки стали почти главными критериями при покупке
товара или услуги, поскольку такая торговая марка стала восприниматься обычным
потребителем как своеобразный «знак качества».
Некоторые знаки достигли такой степени популярности, которые стали
восприниматься как национальные символы страны (например, «NOTRE DAM»,
«CRISTIAN DIOR» (Франция), «COCA-COLA» (США), «ROLLS-ROYCE»
(Великобритания), «FERRARI» (Италия), «VOLVO» (Швеция), «SIEMENS» (Германия),
«TOYOTA» (Япония).
Как оказалось покупатели готовы переплачивать за товары, маркированные хорошо
известными знаками, выступающими на рынке в роли гарантов качества. Существует
даже определенная категория людей, желающих носить рубашки, украшенные их
любимыми товарными знаками. Такие любители будут оскорблены в своих ощущениях,
увидев эти знаки, которые по своему действию некоторые юристы сравнивают с иконами,
на других товарах широкого спектра.
Мировая практика признания знаков хорошо известными начала отсчет еще с 1925
года,  когда понятие «хорошо известный товарный знак»  впервые появилось в
© Горбик Ю.А.
Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності’ 2010
дополненной статье 6-bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности
1883 года.
В Украине практика признания знаков хорошо известными началась с 2003 года,
когда Закон Украины «Об охране прав на знак для товаров и услуг» (далее – Закон)  был
дополнен статьей 25, в соответствии с которой «охрана прав на хорошо известный знак
осуществляется в соответствии со ст.  6  bis  Парижской конвенции и этим Законом на
основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом.
17 мая 2004 года решением Апелляционной палаты о признании знака
 хорошо известным в Украине было положено начало
рассмотрению заявлений о признании знаков хорошо известными в Украине
Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной
собственности (далее – Апелляционная палата).
Учитывая практику, наработанную Апелляционной палатой при  рассмотрении
такой категории дел, в 2005 году приказом Министерства образования и науки был
утвержден Порядок признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной
палатой (далее –  Порядок).  Этот Порядок довольно четко регулирует весь процесс
признания знака хорошо известным. Однако, не все так просто, как казалось на первый
взгляд.
Именно поэтому темой своей статьи я выбрала не процедуру признания знака
хорошо известным в Украине, которая довольно чётко изложена в Порядке, а именно
практическое применение данной процедуры.
Обратимся к практике рассмотрения Апелляционной палатой заявлений о признании
знака хорошо известным в Украине. Сначала немного статистики: за период 2003 -
2009 гг. было подано 57 заявлений о признании знака хорошо известным в Украине, из
них: признано хорошо известными - 38; отказано – 4 и 10 - было отозвано на основании
ходатайства заявителя; все остальные заявления находятся на стадии рассмотрения.
О практике рассмотрения Апелляционной палатой заявлений о признании знаков
хорошо известными в Украине уже говорилось в статьях “Украинский путь признания
знаков хорошо известными в Украине” (журнал “Интеллектуальная собственность” № 1,
2008) и “Всегда ли доказательства заявителя служат в его пользу (Практика
Апелляционной палаты Госдепартамента относительно признания знаков хорошо
известными в Украине)” (журнал “Интеллектуальная собственность” № 9, 2009), в
которых был проведен анализ дел по признанию хорошо известными в Украине таких
знаков как НО-ШПА, YAMAHA, АТЛАНТ, МИРГОРОДСКАЯ, COSMOPOLITAN,
BОUNTY, , УКРСПИРТ и др.
В данной статье на конкретном примере рассмотрим, что именно было взято за основу
коллегией Апелляционной палаты при рассмотрении заявления о признании знака
хорошо известным в Украине. Рассмотрим, что именно повлияло на решение коллегии
Апелляционной палаты.
Как отмечается в статье 2 (1, а) Рекомендаций ВОИС для определения того является ли
знак хорошо известным, компетентный орган может учитывать любые обстоятельства,
которые могут свидетельствовать о том, что знак является хорошо известным. Причем
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Закон и Порядок предусматривают рассмотрение тех факторов, которые являются
уместными для определения хорошей известности знака в Украине.
При определении того, является ли знак хорошо известным в Украине, Закон и Порядок
предусматривают рассмотрение, в частности, таких факторов, если они являются
уместными:
- степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;
- продолжительность, объем и географический район любого использования знака;
- продолжительность, объем и географический район любого продвижения знака, включая
его рекламирование или обнародование и представление на ярмарках или выставках
товаров и/или услуг, относительно которых знак используется;
- продолжительность и географический район любых регистраций и/или заявок на
регистрацию знака при условии, что знак используется или является признанным;
- свидетельства успешного отстаивания прав на знак, в частности территория, на которой
знак признан хорошо известным компетентными органами;
- ценность, которая ассоциируется со знаком.
Соответственно пункта 2.2 Порядка заявление о признании знака хорошо известным
подаёт лицо, которое считает свой знак хорошо известным в Украине или его
представитель.
Рассмотрим пример.
В 2006 году компанией «PHENOMENON AGENTS LIMITED»  (Феноменон
Ейджентс Лимитед, Сингапур) в Апелляционную палату было подано заявление о
признание знака «АКАІ» хорошо известным в Украине относительно таких товаров
МКТП как: «магнитофоны, видеомагнитофоны, усилители звуковой частоты,
громкоговорители, приемники с частотной модуляцией, телевизоры, телекамеры,
радиочастотные преобразователи, магнитные пленки, главные телефоны, наушники,
микрофоны, кассеты и соединители».
В своем заявлении о признание знака «АКАІ» хорошо известным в Украине, заявитель
указал, что торговая марка «AKAI» используется компанией «Акаи Электрик Ко., Лтд.»
(Токио, Япония) уже больше 75 лет, и является хорошо известной во всем мире.
В дополнение к заявлению заявителем было предоставлено большое количество
материалов, которые, по его мнению, свидетельствуют о достаточно широкой известности
знака «АКАІ».
Рассмотрев предоставленные заявителем материалы, коллегия Апелляционной
палаты установила что:
1) Соответственно информации из издания, которое подготовлено в 1998 году AIPPI-
Япония, торговая марка «AKAI» признана хорошо известной и включена в перечень
хорошо известных торговых марок Японии. Известные торговые марки, перечень
которых приведен в этом издании, были отобраны на основании критерия,
представленного по результатам «Исследования и изучения вопросов относительно
защиты известных торговых марок», которое было внедрено Институтом
интеллектуальной собственности по программе Патентного бюро Японии 1996 года,
среди торговых марок японских компаний. Как отмечается в объяснениях к этому
изданию «торговые марки становятся известными путем их продолжительного и
широкого использования их собственником или лицензиатами».
Так, торговая марка «AKAI» признана известной маркой для компании «AKAI DENKI
KABUSHIKI KAISHA» из Японии, по лицензии собственника – компании «AKAI
ELECTRIC CO., LTD.».
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2) Как утверждалось заявителем, компания «PHENOMENON AGENTS LIMITED»
(Феноменон Ейджентс Лимитед, Сингапур), является подразделением компании «AKAI
ELECTRIC CO., LTD.» (Акаи Електрик Ко., Лтд, Япония). Однако из предоставленных
документов усматривалось, что это два совершенно отдельных юридических лица.
Кроме того, предоставленный заявителем документ «Famous Trademarks in Japan»
свидетельствовал о том, что торговая марка АКАІ известна по отношению к японской
компании «AKAI ELECTRIC CO., LTD.» (Акаи Електрик Ко., Лтд) из Японии, а не по
отношению к компании «PHENOMENON AGENTS LIMITED»  (Феноменон Ейджентс
Лимитед) из Сингапура.
3) Коллегией Апелляционной палаты было установлено, что в Украине
зарегистрировано 2 свидетельства на знак «АКАІ» и подано 2 заявки на регистрацию в
качестве знака обозначения «АКАІ» от разных компаний. Какая связь между этими
компаниями и компанией «AKAI  ELECTRIC  CO.,  LTD.»  (Акаи Електрик Ко.,  Лтд,
Япония), которая подавала заявку на этот знак еще в СССР (1972 год) и именно ее
товары (магнитофоны, и т.п.) были известны в СССР, заявителем не пояснено.
Одновременно заявитель обратил внимание на то, что соответственно решению о
регистрации передачи права собственности на знак «AKAI» от компании «OMNIKORN
LIMITED» (Омникорн Лимитед) перешел в собственность к компании
«PHENOMENON AGENTS LIMITED»  (Феноменон Ейджентс Лимитед, Сингапур).
В своем решении коллегия Апелляционной палаты обратила внимание на то, что
Апелляционной палатой рассматривается заявление компании «PHENOMENON
AGENTS LIMITED» (Феноменон Ейджентс Лимитед, Сингапур) о признании знака
«AKAI» хорошо известным в Украине, а не вышеупомянутых компаний. Поэтому
коллегия Апелляционной палаты не приняла во внимание приведенный факт в пользу
признания хорошо известным знака «АКАІ» на имя заявителя.
Учитывая то обстоятельство, что заявитель не предоставил никаких документов,
устанавливающих связь между вышеупомянутыми компаниями, коллегия Апелляционной
палаты не признала хорошо известным в Украине знак «АКАІ» на имя заявителя из
Сингапура.
В качестве положительного примера можно привести заявление и документы,
поданные Обществом с ограниченной ответственностью «Амальгама Люкс» в
Апелляционную палату для признания знака «СУЛЬСЕНА» хорошо известным в Украине.
Коллегия Апелляционной палаты всесторонне исследовала документы, которые
были предоставлены заявителем как доказательства для подтверждения наличия
факторов, которые могут влиять на признание знака «СУЛЬСЕНА» хорошо известным в
Украине и выслушала объяснение представителей заявителя.
По результатам исследования и анализа доказательств и объяснений коллегия
Апелляционной палаты установила следующее.
Знак «СУЛЬСЕНА»  впервые был разработан и использован для товаров 3  класса
МКТП «косметически-профилактические средства против перхоти», в начале 60-х годов
двадцатого столетия Открытым акционерным обществом «Николаевский парфюмерно-
косметический комбинат «Алые Паруса» (далее - ОАО МПКК «Алые Паруса».
Заявителем были предоставлены материалы, которые свидетельствуют о том, что
ОАО МПКК «Алые Паруса»:
-  в 1988  году разработало новый технологический регламент производства пасты
«СУЛЬСЕНА», о чем свидетельствует копия Технологического регламента производства
кремов типа вода/масло и масло/вода, вазелина «Норка» и пасты «Сульсена»;
- в 2000 - 2001 годах была разработана новая Технологическая инструкция на
производство пасты «СУЛЬСЕНА» и обновленный Технологический регламент
производства пасты «СУЛЬСЕНА» (Технологический регламент по производству кремов
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косметических, скрабов косметических, пасты «СУЛЬСЕНА»), а также было получено
очередное гигиеническое заключение государственной санитарно-епидемиологической
экспертизы пасты «СУЛЬСЕНА» и сертификат соответствия пасты «СУЛЬСЕНА». Копии
всех упомянутых выше документов были предоставлены заявителем как дополнения к
заявлению о признании знака «СУЛЬСЕНА» хорошо известным в Украине.
Кроме того,  ВАТТ МПКК «Алые Паруса»  постоянно обновляло дизайн упаковки
(туба, футляр) готовой продукции с использованием знака «СУЛЬСЕНА», а также
разрабатывались новые аннотации по использованию средств против перхоти с
применением знака «СУЛЬСЕНА» и ярлыки для маркирования готовой продукции. В
доказательство чего заявителем было предоставлено огромное количество ярлыков,
предназначенных для маркировки готовой продукции пасты «СУЛЬСЕНА».
В начале 2002 года ВАТТ МПКК «Алые Паруса» получило свидетельство о
государственной регистрации исключительного права на произведение (Комплект
технической документации «Технологический процесс и состав пасты «Сульсена»
(базовый вариант) с использованием ноу-хау: Технические условия ТУ В 00333902. 001-
99; Технология изготовления; аннотация; оригинал художественного оформления»).
В 2004 году на основании решения Государственного департамента
интеллектуальной собственности о регистрации договора, который касается права автора
на произведение, все имущественные авторские права на данное произведение стали
принадлежать ООО «Амальгама Люкс».
С января 2005г. ВАТТ МПКК «Алые Паруса» на основании договора контрактного
производства, заключенного между ним и ООО «Амальгама Люкс», вырабатывало
косметически-профилактические средства против перхоти с использованием знака
«СУЛЬСЕНА» исключительно по заказу ООО «Амальгама Люкс».
В конце 2004 года на основании решения Апелляционной палаты
Государственного департамента интеллектуальной собственности, утвержденного
приказом Государственного департамента интеллектуальной собственности, ВАТТ МПКК
«Алые Паруса» получило свидетельство Украины на знак для товаров и услуг
«СУЛЬСЕНА».
В начале 2005  года ВАТТ МПКК «Алые Паруса»  передало право на знак для
товаров и услуг «СУЛЬСЕНА» ООО «Амальгама Люкс», о чем свидетельствует договор о
передаче прав на знак.
На основании решения Государственного департамента интеллектуальной
собственности от 13 октября 2005 года, ООО «Амальгама Люкс» стали принадлежать
исключительные права на знак «СУЛЬСЕНА», что подтверждается соответствующей
выпиской из Государственного реестра свидетельств Украины на знаки для товаров и
услуг.
В результате анализа всех предоставленных заявителем документов, коллегией
Апелляционной палаты было принято решение о признании знака «СУЛЬСЕНА» хорошо
известным в Украине с 1 января 2006 года относительно Общества с ограниченной
ответственностью «Амальгама Люкс».
Таким образом, имея намерение признать свой знак хорошо известным в Украине и
получить положительный результат заявителю нужно очень внимательно взвесить все
фактические данные и имеющиеся у него материалы, которые подтверждают известность
знака.
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